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WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXIl Wydzial Wiasnosci Intelektualnej

w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
Protokolant Hubert Florianczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z powoddztwa S. Oy z siedzibg w Helsinkach (Finlandia)

przeciwko P.K.(K.)

0 ochrone praw do unijnego znaku towarowego, wzoru wspoélnotowego i autorskich praw majgtkowych

1. zakazuje P.K. uzywania bez zgody S. Oy z siedzibg w Helsinkach unijnego znaku towarowego
BRAWL STARS (EUTM 016733214), tj. produkowania, oferowania i wprowadza-nia do obrotu

BRAWL
odziezy oznaczonej tym znakiem towarowym lub oznaczeniem —~ oraz uzywania tego znaku

towarowego w ofertach internetowych towaréw niepochodzgcych od powoda;

2. zakazuje pozwanemu produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu bez zgody powoda

odziezy oraz akcesoridw, na ktérych umieszczono wizerunek postaci Leona z gry mobilnej BRAWL

STARS



3. zakazuje pozwanemu produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu bez zgody powoda

odziezy, w ktorej zastosowano wzor stroju Leona z gry mobilnej BRAWL STARS
szczegolnosci zielonych bluz z imitacjg suwaka, z duzg niebieskg kieszenig, z kapturem, przez
ktérego srodek przechodzi szeroki zotty pas, na kohcu ktérego nad czotem umiejscowiono czerwony

jezyk, a po bokach kaptura sg dwie pary uszu (lub oczu) majace postac niebieskich guzikéw, jak na

fotografiach: i i ; oraz czapek w
kolorze zielonym, przez ktérych Srodek przechodzi szeroki Zzotty pas, na koncu ktérego nad czotem

umiejscowiono czerwony jezyk, a po bokach czapki sg dwie pary uszu (lub oczu) majgce postac

niebieskich guzikéw, jak na fotografii: | ;

4. nakazuje pozwanemu wycofanie z obrotu oraz zniszczenie stanowigcych jego wiasnosc¢ i bedgcych

w jego posiadaniu nastepujacych towardéw:

i. odziezy oznaczonej unijnym znakiem towarowym BRAWL STARS (EUTM 016733214) lub oznacze-

niem podobnym ~ , W tym na metce,



ii. odziezy i akcesoridow, na ktérych umieszczono wizerunek postaci Leona z gry mobilnej BRAWL

, na przykfad:

iii. odziezy, w ktérej zastosowano wzor stroju Leona z gry mobilnej BRAWL STARS
szczegolnosci zielonych bluz z imitacjg suwaka, z duzg niebieskg kieszenia, z kapturem, przez
ktérego srodek przechodzi szeroki zolty pas, na koncu ktérego nad czotem umiejscowiono czerwony

jezyk, a po bokach kaptura sg dwie pary uszu (lub oczu) majgce posta¢ niebieskich guzikéw, jak na

fotografiach: . oraz czapek w
kolorze zielonym, przez ktorych srodek przechodzi szeroki zoity pas, na koncu ktdérego nad czotem

umiejscowiono czerwony jezyk, a po bokach czapki sg dwie pary uszu (lub oczu) majgce postac

niebieskich guzikéw, jak na fotografii: - ;
5. oddala powédztwo w pozostatej czesci;

6. zasagdza od P.K. na rzecz S. Oy z siedzibg w Helsinkach kwote 3.617 (trzy tysigce szescset
siedemnascie) zitotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania z odsetkami w wysoko$ci odsetek
ustawowych za opdznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego za czas od dnia uprawomocnienia

sie wyroku do dnia zaptaty;

7. wyrokowi w punktach 1.-4. i 6. nadaje rygor natychmiastowej wykonalno$ci.
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UZASADNIENIE

Wskazujgc jako podstawe prawng roszczen przepisy art. 9 i art. 130 ust. 2 rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej w zw. z art. 296 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci
przemystowej, art. 19 i art. 89 rozporzadzenia Rady (UE) 6/2002 z 12 grudnia 2001r. w sprawie
wzordéw wspolnotowych oraz art. 17 i art. 79 ust. 1 i 4 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych S. Oy z siedzibg w Helsinkach wniosta o:

1. zakazanie P.K. uzywania bez zgody powddki unijnego znaku towarowego BRAWL STARS (EUTM

016733214), tj. produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu odziezy oznaczonej w/w znakiem

BRAWL
towarowym lub oznaczeniem podobnym, w szczegdlnosci jak na wizerunku ~ oraz

uzywania tego znaku towarowego w ofertach internetowych towaréw niepochodza-cych od powddki;

2. zakazanie pozwanemu produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu bez zgody powddki

odziezy oraz akcesoriow, na ktdrych umieszczono wizerunek postaci Leona z gry mobilnej powddki

Brawl Stars “ , jak na przyktadowych fotografiach produktéw pozwanego:

3. zakazanie pozwanemu produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu bez zgody powddki

odziezy, w ktorej zastosowano wzér stroju Leona z gry mobilnej powoda Brawl Stars



w szczegolnosci zielonych bluz z imitacjg suwaka, z duzg niebieskag kieszenig, z kapturem, przez
ktérego Srodek przechodzi szeroki zotty pas, na koncu ktérego nad czotem umiejscowiono czerwony

jezyk, a po bokach kaptura sg dwie pary uszu (lub oczu) majgce posta¢ niebieskich guzikéw, jak na

fotografii: I oL ; oraz czapek w kolorze
zielonym, przez ktoérych Srodek przechodzi szeroki zétty pas, na koncu ktérego nad czotem

umiejscowiono czerwony jezyk, a po bokach czapki sg dwie pary uszu (lub oczu) majgce postac

niebieskich guzikéw, jak na fotografii: | ;

4. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu stanowigcych jego wtasno$¢ oraz zniszczenia

stanowigcych jego wtasnos¢ i bedacych w jego posiadaniu nastepujacych towaréw:

(i) odziezy oznaczonej unijnym znakiem towarowym BRAWL STARS (EUTM 016733214) lub

BRAWL
oznaczeniem podobnym (w tym na metce), w szczegdlnosci jak na wizerunku ~ ;

(ii) odziezy i akcesoridw, na ktérych umieszczono wizerunek postaci Leona z gry mobilnej powddki

Brawl Stars




(iii) odziezy, w ktorej zastosowano wzoér stroju Leona z gry mobilnej powodki Brawl Stars

, §. w szczegdInos$ci zielonych bluz z imitacja suwaka, z duzg niebieskg kieszenig, z
kapturem, przez ktérego srodek przechodzi szeroki zotty pas, na koncu ktdérego nad czotem
umiejscowiono czerwony jezyk, a po bokach kaptura sa dwie pary uszu (lub oczu) majgce postac

niebieskich guzikéw, jak na fotografiach:

oraz czapek w kolorze zielonym, przez ktérych srodek przechodzi szeroki z6tty pas, na korcu ktérego

nad czotem umiejscowiono czerwony jezyk, a po bokach czapki sg dwie pary uszu (lub oczu) majgce

posta¢ niebieskich guzikéw, jak na fotografii: ;

5. zasadzenie od pozwanego na rzecz powoddki kosztow postepowania z odsetkami w wysokosci
odsetek ustawowych za opdznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego za czas od dnia uprawo-

mocnienia sie wyroku do dnia zaptaty.

Prawidtowo powiadomiony i pouczony (w dniu 18 czerwca 2020 r. pracownik pozwanego
odebrat korespondencje w siedzibie jego przedsiebiorstwa), P.K. nie ztozyl odpowiedzi na pozew,
nie stawit sie na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2020 r., nie usprawiedliwit swojej nieobecnosci ani

nie wdat sie w spor co do istoty sprawy. (k.137-140, 152)

S. Oy wniosta o wydanie wyroku zaocznego. (k.155)

Stosownie do art. 339 § 2 w zw. z § 1 k.p.c. wydajac wyrok zaoczny Sad przyjat za
prawdziwe twierdzenia powoddki o faktach zawarte w pozwie, ktérego odpis prawidtowo doreczono
P. K.i przed posiedzeniem, poniewaz nie budzity one uzasadnionych watpliwosci ani nie zostaty

przytoczone w celu obejscia prawa.



Sad ustalit:

S. Oy z siedzibg w Helsinkach jest finskim przedsiebiorcg, zajmujgcym sie produkcjg
popularnych gier mobilnych. (dowdd: wyciag z rejestru przedsiebiorcéw k.38-43) Jedng z ostatnich

jest wieloosobowa gra mobilna BRAWL STARS wydana na catym swiecie 12 grudnia 2018 r. Obecnie

jednym z 35. bohateréw tej gry jest Leon - postaé o charakterystycznym
stroju i wygladzie ,luzaka”. Jest to legendarny bohater, ktérych w grze jest tylko czterech. Postac
Leona z gry BRAWL STARS po raz pierwszy zostata udostepniona publicznie na (...) w dniu
30 listopada 2018 r. Wkrétce potem gra miata Swiatowg premiere, o czym uprawniona informowata w
mediach spotecznosciowych i na blogu. (dowod: print-screeny z (...) k.59, z portalu (...) i ze strony
(...) k.60-64) Gra BRAWL STARS jest bardzo popularna w Polsce. Jej premiera w grudniu 2018 r.
byta niecierpliwie oczekiwana przez graczy. Redakcja ,(...)" uznala, ze jest to druga w Polsce
najlepsza mobilna gra roku 2019. (dowod: wydruki ze stron www. (...).pl i www. (...).pl k.44-46, 126-

129)

S. Oy jest uprawniona do miedzynarodowego stownego znaku towarowego BRAWL STARS
(nr 016733214), chronionego na terytorium Unii Europejskiej od 18 maja 2017 r. m.in. dla towaréw w
klasie 25. klasyfikacji nicejskiej (odziez, obuwie, nakrycia gtowy; koszulki z krotkim rekawem, bluzy
sportowe, koszule, bluzki, kamizelki; dzinsy, szorty, spodnie; bielizna osobista, odziez sportowa;
skarpetki; ptaszcze, kurtki [odzieZ], garnitury; spddnice; szaliki; rekawice i rekawiczki z jednym palcem;
kostiumy kapielowe, pizamy, neglize, ptaszcze kapielowe; kapelusze i czapki). (dowdd: swiadectwo
rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.47-57)

Posta¢ Leona jak i cata gra mobilna BRAWL STARS zostaty stworzone przez pracownikow
powodki w ramach stosunku pracy. Zgodnie z zawartymi umowami, S. Oy nabyfa do nich autorskie
prawa majgtkowe w sposob bezposredni. (dowdd: oswiadczenie k.65-66) Prawa autorskie do postaci
Leona zostaty zarejestrowane na rzecz powodki w K., w C. i w S. . (dowdd: wydruki ze strony

internetowej, Swiadectwa rejestracji praw autorskich k.67-75)

P. K. prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,N. ” w Olsztynie. (dowdd: informacja z
CEIDG k.76) W dniu 14 pazdziernika 2019 r. Urzad Unii Europejskiej ds. Witasnosci Intelektualnej

zarejestrowat na jego rzecz pod nr 007020797-0001 wzér wspdlnotowy przedstawiajgcy w dwdch


http://www.mobirank.pl/

rzutach bluze sportowg o wygladzie: . .27
marca 2020 r. S. Oy wniosta o stwierdzenie niewaznosci tego wzoru. Postepowanie jest w toku.
(dowdd: wydruk z bazy EUIPO k.111-112, potwierdzenie ztozenia w EUIPO wniosku o uniewaznienie
k.113)

Pozwany produkuje, oferuje i wprowadza do obrotu, za posrednictwem strony internetowe;
(...)-eu oraz portalu allegro: bluzy sportowe, T-shirty, czapki i zapinki, na ktérych znajduje sie postac

Leona lub imitujgce wszystkie charakterystyczne, odrézniajgce elementy jego stroju:

ﬂﬂ'?l. HHTI. ﬂﬂ?!.

Pokrewne produkty Pokrewne produkty
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Bluza dziecka Lean Brawl Stars zielona

W swych ofertach pozwany uzywa oznaczenia BRAWL
STARS. (dowdd: print-screeny stron internetowych (...) .eu i (...) .pl k.77-90, 114-125, dowody
rzeczowe ztozone do akt sprawy sygn. XXII GWo 28/20 znanej Sgdowi z urzedu k.130-132) Pozwany

zbyt powddce bluze i T-shirt o wyglgdzie:

Na ich metkach znajdowaty sie oznaczenia * . (dowdd: oswiadczenie E.Z. k.91,

fotografie i zamowienie k.92-102, dowody rzeczowe)

16 czerwca 2020 r. w toku czynnosci egzekucyjnych zabezpieczonych roszczen, zgodnie z
postanowieniem wydanym 20 maja 2020 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 28/20 P.K. oswiadczyt, ze
po otrzymaniu wezwania przedsgdowego zaniechat produkcji, oferowania i wprowadzania do obrotu

spornych produktéw. (dowdd: protokoty k.144-146)

Sad zwazyt:

1. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia ich (bez

ewentualnosci wprowadzenia w bigd) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-

pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 H. , z 18.06.2002 r. w sprawie



C-299/99 P.s, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 E. wyrok Sadu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 I. ) Prawo wytgczne zostalo przyzna-ne, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku
towarowego ochrone jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetniac
whadciwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania
ich jakosci, a takze funkcje komunikacyjng, reklamowg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa
wytgcznego jest zastrzezone dla przypadkéw, w ktoérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego
oznaczenia wplywa lub moze negatywnie wptywaé na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 B., a takze wyroki z
18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 L. z 23.03.2010 r. w sprawach potgczonych od C-236/08 do C-
238/08 G.)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie
majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw lub ustug, oznaczenia,

m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towardw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,

ktére obejmuje prawdopodobiehstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanedgo powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajgce, a
nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza —
bez dokonywania zmian lub uzupetnieh — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 L. ) Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne, jezeli z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub
kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M.) Dla stwierdzenia, czy
w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwi¢ zaledwie o podobienstwie,
konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakdéw i ich
catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i
rozsgdnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ
D., 2 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P. SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towaréw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki
charakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznacze-
nie, sposéb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00

E., 2 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspétzaleznos¢ miedzy
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branymi pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobiens-twem
towaréw/ustug, ktérych one dotycza, przy czym niski stopien podobienstwa towarow i ustug moze byc¢
zrownowazony znaczacym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej
zaleznosci - tak wyroki Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13.09.2007 r. w sprawie C-
234/06 1., 2 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M.)

W mysl| utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna cze$¢ wtasciwego kregu odbiorcow mogtaby zostaé sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslgc, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z
tego samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z
przedsiebiorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie
C-39/97 C., z 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 L.Prawdopodobienstwo wprowadzenia w bigd powinno byé oceniane w sposéb
catosciowy, wedtug sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci konkretnego przypad-ku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy
podobienstwem oznaczen i towaréw lub ustug, ktérych one dotycza. (tak wyroki Trybunatu z
11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23.03.2006 r. w spra-wie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w
sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P.)

Wiasciwy krgg odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowa-
nych, dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie
ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii towardéw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposred-niego poréwnania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko
konfuzji jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z
jego samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w
sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspotzaleznos¢é pomiedzy znajomoscig znaku wsréd odbiorcow, a jego
charakterem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrézniajgcy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z
jego znajomosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzyé wszystkie istotne okolicznosci danego przypad-
ku, w szczegdlnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dtugos¢ okresu jego
uzywania, wielkos¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat
procentowy zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako
pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i
przemystowych lub stowarzyszernh zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04
V.) Ciezar udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na

powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wylgcznie przepisom rozporzgadzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:
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a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

C) przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réwniez Srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-
nie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istniejg inne
jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad
powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to do przepiséw
ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktdrej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone,
lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zgdac zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody: na
zasadach ogdélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie
licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bytyby nalezne
tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku;

- art. 286 stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych wlasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktoére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegollnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej
na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu;

- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1" stanowigcego, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu znaku
towarowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo

catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie okreslonym przez sad.

Zgodnie z art. 189 ust. 1 rozporzagdzenia, rejestracja miedzynarodowa wskazujgca Unie
Europejskg ma ten sam skutek co zgtoszenie unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w
zastosowaniu art. 3 ust. 4 protokotu madryckiego lub od dnia pdzniejszego wskazania Unii w

zastosowaniu art. 3 ter ust. 2 protokotu madryckiego.

Wylgcznosé S. Oy uzywania na terytorium Unii Europejskiej stownego znaku towarowego
BROWL STARS dla towaréw w klasie 25. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla bluz i t-shirtow wynika w

sposéb niewatpliwy ze Swiadectwa rejestracji i wydruku z bazy EUIPO. Dla identycznych towaréw P.

BRAWL
K. uzywa identycznego z tym znakiem oznaczenia stownego i stowno-graficznego ~

naruszajgc wytgcznos¢ uprawnionej w sposob stypizowany w art. 9 ust. 2a rozporzgdzenia. S. Oy
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stuzg zatem wzgledem niego roszczenia okreslone w art. 9 ust. 3 rozporzadzenia, w art. 296 i art. 286
p.w.p.

Z tych przyczyn Sad uwzglednit powodztwo w zakresie pkt 1. i 4.i. zakazujgc P.K., na
podstawie art. 9 ust. 3 rozporzgdzenia, uzywania bez zgody S. Oy z siedzibg w Helsinkach unijnego
znaku towarowego BRAWL STARS (EUTM 016733214), tj. produkowania, oferowania i

wprowadzania do obrotu odziezy oznaczonej tym znakiem towarowym lub oznaczeniem 7~
oraz uzywania tego znaku towarowego w ofertach internetowych towaréw niepochodzacych od
powoda, a na podstawie art. 286 p.w.p. nakazujgc pozwanemu wycofanie z obrotu oraz zniszczenie

stanowigcej jego wiasnos¢ i bedacej w jego posiadaniu odziezy oznaczonej unijnym znakiem

towarowym BRAWL STARS (EUTM 016733214) lub oznaczeniem podobnym ~ , W tym na
metce. Sad oddalit powddztwo w odniesieniu do uzywania oznaczen podobnych (roszczenie
wynikajgce ze sformutowania ,w szczegodlnosci’) wobec niego nieokreslonosci, niejasnosci i

nieegzekwowalnosci.

2. Odnosnie do naruszenia praw do niezarejestrowanych wzoréw wspéinotowych:

Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow wspoélnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1, z 5.01.2002 r.) zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem wspdélnotowym
jest postaé catego produktu lub jego czesci, wynikajgca w szczegdélnosci z cech linii konturéw, kolorysty-
ki, ksztattu, tekstury lub materiatbw samego produktu lub jego ornamentacji. (art. 3a) Wyglad przejawia
sie w zewnetrznych charakterystycznych cechach produktu, w jego formie, uksztattowaniu albo w
samym przyozdobieniu, wyrazajgcym sie w zestawieniu linii, konturéw, doborze koloréw lub uzyciu
powierzchni o specjalnych wtasciwosciach. W postaci zewnetrznej produktu mieszczg sie wszystkie jego
charakterystyczne cechy, ktére sg wizualnie postrzegalne. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w sposéb
wyrazny odnosi sie do takich wiasnie cech (shown visibly). (por. takze wyrok Sadu Unii Europejskiej z
13.06.2017 r. w sprawie T-9/15 B. )

Wzdr niezarejestrowany chroniony jest przez okres trzech lat poczawszy od dnia, w ktorym
zostat po raz pierwszy udostepniony publicznie w Unii Europejskiej (art. 11 ust. 1), w tym znaczeniu, ze
zostat w taki sposob opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposéb ujawniony,
ze wydarzenia te mogly sta¢ sie dostatecznie znane podczas zwyktego toku prowadzenia spraw
Srodowiskom wyspecjalizowanym w danej branzy, dziatajgcym w Unii Europejskiej. Wzoru nie uwaza sie
za udostepniony publicznie, jesli zostat on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraznym lub

dorozumianym warunkiem zachowania poufnosci. (ust. 2)

Zgodnie z zasadg rozkfadu ciezaru dowodu (art. 6 k.c.), powdd ma obowigzek udowodnienia,
ze wzor niezarejestrowany cechuje nowos¢ i indywidualny charakter oraz daty jego pierwszego pub-
licznego udostepnienia, odpowiednio do art. 11 ust. 2. On takze dowodzi, ze kwestionowany produkt
stanowi kopie jego wzoru, a ponadto s$wiadomos¢ pozwanego istnienia chronionego wzoru, od ktdrej

istnienia zaleze¢ bedzie mozliwos$¢ uznania dziatania za kopiowanie. (art. 6 k.c.) [por. A.Tischner Nie-
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zarejestrowany wzor wspoinotowy. PPH lipiec 2006 r. s.39-40, J. Sienczyto-Chlabicz Ochrona nie-
zarejestrowanego wzoru wspolnotowego. EPS luty 2008 r. s.16] Odmiennie niz w przypadku wzorow
zarejestrowanych, rozporzadzenie nie stanowi domniemania waznosci wspdlnotowego wzoru
niezarejestrowanego. Art. 85 ust. 2 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze do uznania przez sad
niezarejestrowanego wzoru wspolnotowego za wazny jego wiasciciel nie musi wykazywag, iz wzor
cechuje indywidualny charakter w rozumieniu art. 6, musi jedynie wskaza¢, na czym ten indywidualny
charakter polega, identyfikujgc element lub elementy wzoru, ktére mu taki charakter nadajg. (tak
Trybunat Sprawiedliwosci UE w wyroku z 19.06.2014 w sprawie C-345/13 K.)

Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporzadzenia, prawo do niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego
zapewnia ochrone trwajgcg 3 lata liczac od dnia, w ktérym wzoér zostat po raz pierwszy udostepniony
publicznie w Unii Europejskiej w Unii Europejskiej pod warunkiem, ze wzor taki spetnia przestanki
ochrony okreslone w art. 5 i 6 rozporzgdzenia. Wzory uwaza sie za identyczne, jezeli ich cechy réznig
sie jedynie nieistotnymi szczegdtami. (art. 5 ust. 2) Ceche nowosci wzoru (rysunku, modelu) niweczy
jego tozsamosc¢ lub wystepowanie réznic zaledwie w nieznaczgcych szczegoétach w poréwnaniu ze
wzorem udostepnionym wczesniej przez publikacje rejestracji, wystawienie, uzywanie w handlu lub w
jakikolwiek inny sposoéb. Kryterium nowosci ma charakter obiektywny, ale nie absolutny. Zgodnie z art.
7 ust. 1, ocena jest zrelatywizowana i dokonywana z punktu widzenia specjalistow dziatajgcych w

danej branzy w Unii Europejskiej.

Niezarejestrowany wzér wspoélnotowy ma indywidualny charakter, jesli catosciowe (ogdlne)
wrazenie, jakie wywotuje na poinformowanym uzytkowniku, rézni sie od wrazenia, jakie wywiera na
takim uzytkowniku wzor, ktory zostat udostepniony publicznie przed datg pierwszego ujawnienia. Przy
ocenie indywidualnego charakteru bierze sie pod uwage stopien swobody twoércy przy opracowywaniu
wzoru. (art. 6 ust.2) Zakres ochrony wzoru bedzie zdecydowanie wiekszy, gdy swoboda projektanta
ograniczona jest w niewielkim stopniu, wéwczas stosunkowo niski stopieh podobienstwa moze
stanowi¢ podstawe do uznania indywidualnego charakteru, gdyz nie istniejg obiektywne przyczyny, dla
ktérych wystepujgce podobienstwa bytyby konieczne ze wzgledu na brak swobody tworczej w danej
dziedzinie. [por. K. Szczepanowska-Koziowska Ochrona wzoru w prawie europejskim. PPH nr 5 z
2005 r. s.30-34, M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim.
Europejski Przeglad Sgdowy 1/2007 s.4-11] Wzér bedzie miat charakter indywidualny jedynie woéwczas,
gdy ma na tyle silng zdolnos$¢ odrdzniajgcg go od innych, ze bedzie mégt byé zindywidualizowany
(uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M. Pozniak-Niedzielska Wzor
wspolnoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzorow przemystowych | oznaczen geograficznych w

Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Pojecie zorientowanego uzytkownika nalezy rozumie¢ jako posrednie miedzy pojeciem prze-
cietnego konsumenta z zakresu dziedziny znakéw towarowych — od ktérego nie wymaga sie zadnej
szczegOlnej wiedzy i ktéry na ogot, z powodu swej niedoskonatej pamieci, nie dokonuje bezposred-
niego poréwnania kolidujgcych ze sobg znakéw — a pojeciem ,znawcy w danej dziedzinie” uzywanym
w prawie patentowym, oznaczajgcym eksperta posiadajgcego pogtebiong wiedze techniczng. Okresla
ono nie uzytkownika wykazujgcego przecietng uwage, lecz osobe szczegdlnie uwazng, czy to z racji
swojego osobistego doswiadczenia, czy posiadanej rozlegtej wiedzy w danym sektorze. (zamiast
wielu: wyrok Sadu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)
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Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Swobode projektanta mogg
ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe. Stopien swobody tworcy przy
opracowaniu wzoru nalezy okre$la¢ ze szczegdinym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z witasci-
wosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej produktu, a takze przepiséw prawnych majacych do niego
zastosowanie. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, stopien swobody twércy przy opracowaniu
wzoru nalezy okreslaé ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z witasciwosciami
wynikajgcymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego czesci, atakze przepiséw prawnych
majgcych zastosowanie do takiego produktu. Ograniczenia te prowadza do standaryzacji niektorych
whasdciwoséci, ktore stajg sie wten sposéb wspdlne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak:

wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Stopieh swobody twércy jest wysoki lub bardzo wysoki, jezeli mozna wyobrazi¢ sobie rézne
konfiguracje tego samego produktu, jezeli produkt moze zosta¢ wytworzony w bardzo wielu réznych
ksztattach, kolorach iprzy wykorzystaniu bardzo wielu réznych materiatdw, jezeli opis danego
produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera zadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub
tez jezeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczace obecnosci pewnych podstawowych
elementéw nie mogg mie¢ znaczacego wptywu na ksztatt i widok ogoélny produktu, jako ze moze on
przybiera¢ réznie ksztalty i by¢é przedmiotem réznych rozwigzan. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z

13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Normatywna ocena ogdlnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okreslonymi w
dotychczasowym orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sgdu
UE z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 G.). W przypadku wzoréw, poréwnania — w ocenie normatywnej —
dokonuje sie w sposob bezposredni (szerzej: L. Brancusi Wzdér wspoéinotowy i jego zakres ochrony.
Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizujgc wystepujace miedzy nimi podobienstwa i réznice.
(por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011
r. w sprawie T-68/10 S. z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.) Przy ocenie ogdlnego odmiennego
wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzor wywotuje jako catos¢. Podstawowe znaczenie ma
ujecie syntetyczne i cato$ciowe, a nie analityczne wyszukiwanie réznic. (A. Tischner, Przestanki zdolnos-
ci rejestracyjnej wzoréw przemystowych, w: System Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo wiasnosci
przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88) Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktére sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na
wiasciwosciach, ktére sg wyrazem tworczej swobody lub odbiegajg od normy. (por wyroki SUE z
22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie
T-68/10 S., z 13.11.2012 r. w sprawach potgczonych T-83/11i T-84/11 A.)

Ocena indywidualnego charakteru wzoru wynika zasadniczo z czteroetapowego badania,
ktére polega na okresleniu:
1. sektora produktéw, w ktérych wzér ma by¢ zawarty lub zastosowany,
2. zorientowanego uzytkownika tych produktow i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie
do tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomo$ci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi
wykazywanej przy poréwnywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegdlnych wzordw,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,
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4, wyniku poréwnania rozpatrywanych wzorow z uwzglednieniem wiasciwego sektora, swobody
tworcy i catosciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany
wzor i przez kazdy wczesniejszy wzor, ktéry zostat udostepniony publicznie. (por. wyrok Sgdu UE z
7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 D.)

Przedstawione reguty potwierdzajg motywy wyrokéw ostatnio wydanych przez sady unijne. (m.in.:
wyrok Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sgdu
Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

Odpowiadajgcy definicji art. 3a wzér podlega ochronie w takim zakresie, w jakim jest nowy i ma
indywidualny charakter (art. 4 ust.1), przy czym nie obejmuje on tych cech postaci produktu, ktére
wynikajg wylgcznie z jego funkcji technicznej (art. 8 ust. 1). Zarejestrowany wzér wspolnotowy przyznaje
jego wiascicielowi wytgczne prawo do jego uzywania i zakazywania osobom trzecim, niemajgcym jego
zgody, uzywania, ktére obejmuje, w szczegdlnosci, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu,
import, eksport lub uzywanie produktu, w ktérym wzor jest zawarty bgdz zastosowany lub sktadowanie
takiego produktu w tych celach. (art. 19 ust. 1) Wtasciciel wzoru niezarejestrowanego nabywa prawo
zakazania osobie trzeciej takich dziatan wytgcznie w przypadku, jezeli sporne uzywanie wynika z
nasladowania (skopiowania) chronionego wzoru i nie jest wynikiem pracy tworcy, co do ktérego mozna
uznac, ze nie znat wzoru ujawnionego przez wiasciciela. (ust. 2) W przeciwienstwie do wzoréw
zarejestrowanych, ktére podlegajg ochronie skutecznej ,erga omnes”, zapewniajgcej wytgcznosc
(monopol) eksploatacji, wzor niezarejestrowany podlega ochronie jedynie przed kopiowaniem bez
zgody uprawnionego oraz wszelkim formom korzystania ze wzoru stanowigcego kopie. [M. Pozniak-
Niedzielska Ochrona wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim. cyt. za: J. Sienczyto-Chlabicz
op.cit. s.15] Ochrona ta nie jest jednak ograniczona do dziatah, w rezultacie ktérych powstaje
oczywista kopia wzoru, lecz takze do nasladownictwa, tj. imitacji. Zasadnosci zarzutu kopiowania nie

moze zaprzeczy¢é zmiana wzoru w nieistotnych szczegétach, ktére nie stanowig istotnych réznic.

Uznajgc, ze pozwany naruszyt lub Zze z jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru
wspolnotowego sad stosuije, jesli nie stojg temu na przeszkodzie wazne powody:
a. zakaz kontynuowania dziatan, ktére naruszajg lub grozg naruszeniem wzoru,
b. zajecie podrobionych produktéw;
c. zajecie materiatéw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
dobr, jezeli ich witasciciel wiedziat do jakich celow byty uzyte lub w okreslonych okolicznosciach byto to
oczywiste,
d. wszelkie srodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych okolicznos-
ciach, przewidziane przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego
panstwa czionkowskiego, w ktérym naruszenie miato miejsce lub istnieje grozba jego popetnienia. (art.
89 ust.1) Sad w sprawach wzoréw wspdlnotowych podejmuje, zgodnie z prawem krajowym, niezbedne
srodki zapewniajgce przestrzeganie sankcji okreslonych w ust.1. (ust.2) Ponadto, wg art. 89 ust. 2, sad
podejmuje niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie srodkéw wymienionych w ust. 1., zgodne z
prawem krajowym. Odnosi sie to do przepiséw art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r.

Prawo wtasnosci przemystowej, zgodnie z ktérym:
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- uprawniony, ktérego wzér przemystowy zostat naruszony, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala,
moze zada¢ od naruszajgcego wzor zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody (ust. 1),

- sad, rozstrzygajac o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i
w zakresie okreslonym przez sad (ust. 2),

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktéorym sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedacych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-
nych wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W
szczegolnosci sgd moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet
zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajgc, sad uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy oséb trzecich.

Oparte na tej podstawie powodztwo S. Oy nie zastuguje na uwzglednienie:

W pierwszym rzedzie Sad pragnie zwrdci¢é uwage na nieskonkretyzowanie przez powodke, co
stanowi niezarejestrowany wzér wspolnotowy, niewykazanie okolicznosci jego pierwszego
publicznego ujawnienia, od ktérego liczy¢ nalezy krétki, bo zaledwie trzyletni okres ochrony. Pozew
nie zawiera takze wskazania cech decydujgcych o nowosci i indywidualnym charakterze wzoru. S. Oy
nie wykazata nabycia don praw, nie przeciwstawita chronionemu wzorowi wzoru (lub wzoréw), ktérego
wykorzystanie przez pozwanego w produkcie mozna uznaé za kopiowanie, a w konsekwencji
naruszenie prawa do niezarejestrowanego wzoru wspoélnotowego. Na podstawie zaoferowanego
Sadowi materialu  dowodowego nie mozna przyjgé, ze powddka dysponuje prawem do
trojwymiarowego wzoru bluzy i t-shirta, ktérego kopie stanowig kwestionowane produkty P. K.. Uzycie
przez pozwanego jako aplikacji na t-shirty postaci graficznej Leona z gry Browl Stars oraz jego bluzy

stanowi¢ moze natomiast zdaniem Sgdu naruszenie autorskich praw majgtkowych.

3. Odnosnie do naruszenia autorskich praw majatkowych:

Zgodnie z utrwalonym poglgdem doktryny (np. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie,
Warszawa 2008, s. 49-50), jak i orzecznictwa (por. wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z
14.07.2005 r. w sprawie C-192/04 L., pkt 46), prawa autorskie, jak wszystkie prawa wytgczne, majg -
co do zasady - charakter terytorialny. Zarébwno wiec osobiste, jak i majgtkowe prawa do utworu

podlegajg ochronie na podstawie przepiséw danego kraju jedynie na jego obszarze.

Stosownie do art. 5 ust. 4 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
[dalej pr.autor.], jej przepisy stosuje sie do utwordw, ktére sg chronione na podstawie uméw miedzy-
narodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umoéw. Nie ulega watpliwosci, ze zaréwno
Rzeczpospolita Polska, jak i Finlandia (od 1.11.1986 r.) sg sygnatariuszami Aktu paryskiego
Konwencji bernenskiej o ochronie dziet literackich i artystycznych, sporzadzonego w Paryzu 24 lipca
1971 r. (Dz.U. 1990, Nr 82, poz. 474), a tym samym nalezg do Zwigzku utworzonego na mocy art. 1
tego Aktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 konwencji, w odniesieniu do dziet, co do ktérych autorom przystuguje

na jej podstawie ochrona w panstwach nalezgcych do Zwigzku, innych niz pahstwa pochodzenia
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dzieta, ich autorzy korzystajg z praw, jakie odpowiednie ustawy przyznajg aktualnie lub w przyszitosci
swoim obywatelom, jak tez z praw specjalnie przyznanych przez konwencje. Wedtug zas ust. 2 art. 5,
korzystanie z wymienionych praw i ich wykonywanie nie wymaga spetnienia zadnych formalno$ci, w

szczegolnosci nie jest uzaleznione od istnienia ochrony w panstwie pochodzenia dzieta.

Ten sam skutek wynika dla obywateli Finlandii z art. 5 ust. 1t pr.autor., jesli uzna¢, ze
graficzne przedstawienie postaci Leona z gry mobilnej Browl Stars zostaty upublicznione po raz
pierwszy na terytorium tego kraju - panstwa czionkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Konwencja bernenska opiera sie na zasadzie asymilacji (okreslanej takze jako zasada trakto-
wania narodowego), zgodnie z ktérg autorzy z krajéw nalezacych do Zwigzku, innych niz kraj pocho-
dzenia dzieta, powinni by¢ traktowani w panstwie dochodzenia ochrony na réwni z jego obywatelami.
Zaréwno zakres jak i sposoby dochodzenia ochrony praw autorskich normowane sg wytgcznie przez
ustawodawstwo panstwa, w ktérym Zzada sie udzielenia ochrony. W niniejszej sprawie do okreslenia
tresci praw, oceny naruszen i wynikajgcych z nich roszczen zastosowanie znajdzie prawo polskie. Jak
trafnie orzekt Sgd Najwyzszy w wyroku z 15.09.2011 r. (IICSK 572/10), prawu panstwa ochrony
podlega nie tylko zakres ochrony, jak tez srodki jej dochodzenia ale wszystkie kwestie objete statutem
praw autorskich, a wiec réwniez wigzace sie z oceng powstania, tresci i wygasniecia praw autorskich.
By skutecznie domaga¢ sie tymczasowej ochrony na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, S. Oy winna byla zatem dowies¢ faktu naruszenia praw autorskich, ale rowniez
przedstawi¢ wymagane przez polskg ustawe dowody na to, ze prawa te w ogodle jej wiasnie
przystuguja.

Na gruncie ustawy z 4 lutego 1994 r. prawo autorskie powstaje z chwilg ustalenia dzieta, gdy
przybierze ono jakgkolwiek posta¢, chocby nietrwatg, jednak o tyle statg, zeby tres¢ i cechy utworu
wywieraly efekt artystyczny (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 25.04.1973 r., ICR 91/73 OSNC
1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga zadnych formalnosci (art. 1 ust. 4 pr.autor.),
ich powstanie w sposéb pierwotny nastepuje bowiem ex lege, bezposrednio na rzecz tworcy, ktérym w
prawie polskim moze byé wytacznie osoba fizyczna. Osoba prawna staje sie podmiotem autorskich
praw majgtkowych wytgcznie w drodze nastepstwa prawnego — albo na podstawie umowy (art. 41 ust.

1 pr.autor.), albo poprzez przejecie utworu wykonanego przez twoérce, bedgcego jej pracownikiem, w

ramach obowigzkéow wynikajgcych ze stosunku pracy (art. 12 pr.autor.). By skutecznie dochodzi¢

ochrony przystugujgcych jej praw autorskich, osoba prawna musi przedstawi¢ dowdd sukcesji na jej

rzecz autorskich praw majatkowych.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
[dalej pr.autor.], za utwor uwaza sie kazdy przejaw dziatalnosci tworczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia. W
orzecznictwie i doktrynie uznaje sie, ze aby wytwdr niematerialny zyskat kwalifikacje utworu w

rozumieniu prawa autorskiego powinien wykazywac tgcznie nastepujace cechy:

stanowi¢ rezultat pracy cziowieka tj. twércy utworu (przy czym przejaw dziatalnosci oznacza kazdy
uzewnetrzniony rezultat dziatania — tak J. Barta, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001 r., s. 68)
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stanowic przejaw dziatalno$ci tworczej,

mie¢ indywidualny charakter.

Z art. 1 ust. 3 pr.autor. wynika, ze utwor jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustale-
nia, chociazby miat posta¢ nieukonczong. Ochronie podlegaé mogg zatem nie tylko utwory
ostatecznie wykonane, lecz takze plany, zarysy, szkice, rysunki, modele i projekty stanowigce rezultat
pewnego stadium tworzenia, o ile tylko charakteryzujg sie cechami twérczymi i indywidualnymi, tylko
bowiem w zakresie elementéw o takim charakterze powstaje na rzecz twoércy prawo wylgczne.
Rezultat twérczego dziatania winien byé stworzony samodzielnie, by¢ niepowtarzalny, swoisty (czyli
posiada¢ ceche oryginalnosci), odréznia¢ sie w sposob chociazby minimalny od innych rezultatow
takiego samego dziatania (posiada¢ ceche nowosci - tak M. Pozniak-Niedzielska w: System prawa
prywatnego. Prawo Autorskie, pod red. J. Barty, Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2003,
s.9). O tym, czy dane dzieto jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego nie decyduje wola stron

lecz obiektywna ocena dokonana w oparciu o ustalenia faktyczne.

Na gruncie ustawy z 4 lutego 1994 r. prawo autorskie powstaje z chwilg ustalenia dzieta, gdy
przybierze ono jakgkolwiek postaé, chocby nietrwatg, jednak o tyle statg, zeby tre$¢ i cechy utworu
wywieraty efekt artystyczny (tak Sad Najwyzszy w wyroku z 25.04.1973 r. ICR 91/73 OSNC
1974/3/50). Wykreowanie praw autorskich nie wymaga zadnych formalnosci (art. 1 ust. 4 pr.autor.),
ich powstanie w sposdb pierwotny nastepuje bowiem ex lege, bezposrednio na rzecz twoércy, ktéorym w

prawie polskim moze by¢ wytgcznie osoba fizyczna.

Przedmiotem prawa autorskiego sg m.in. utwory graficzne (art. 1 ust. 2). Ochrong moze by¢
objety wytgcznie sposdb wyrazenia, nie sg nig natomiast objete odkrycia, idee, procedury, metody i
zasady dziatania oraz koncepcje matematyczne. (art. 1 ust. 21) W prawie autorskim przeciwstawia sie
idee i jej przedstawienie, tres¢ i jej forme. (K. Jasinska Ochrona idei — zagadnienia wybrane, Prace
Instytutu Prawa Wtasnosci Intelektualnej UJ 2006, z. 93, s. 9-28). Przy takim ujeciu, ochronie podlega
tylko forma wyrazu, w jakg ubrat autor swojg idee, tu takze struktura utworu, jego kompozycja, uzyta
argumentacja, srodki przedstawieniowe. Przestanka dziatalnosci tworczej o indywidualnym charakter-
rze (oryginalno$c¢), powszechnie przyjmowana za kryterium udzielenia ochrony prawem autorskim, nie
zostata ustawowo zdefiniowana. Kryteria i stopien oryginalno$ci wymagane dla przyznania ochrony
prawem autorskim ksztattowane sg przez orzecznictwo, w oparciu takze o poglady doktrynalne. W
odniesieniu do wytworow intelektualnej dziatalnoSci cztowieka odnoszgcej sie do przedmiotow o
charakterze przede wszystkim uzytkowym ocena zaistnienia przestanki indywidualnosci jest duzo
trudniejsza. Sama nowos$¢ podmiotowa nie wystarcza, aby zagwarantowac przejaw pietna osobistego
twoércy, w zwigzku z czym poszukuje sie dodatkowych kryteribw, dokonujgc w praktyce poréwnania
pomiedzy tym, co miatoby by¢ chronione, a tym, co juz zastane w danej dziedzinie. Podstawowym
elementem oceny jest zbadanie, jakim zakresem swobody w przyjeciu okreSlonej formy wyrazu
dysponowat tworca — im wyzszy stopien swobody, tym wyzsze prawdopodobienstwo, ze wynik

dziatalno$ci cztowieka bedzie moégt by¢ zakwalifikowany jako utwor.

Stosownie do art. 17 pr.autor., wytgczne prawo do korzystania z utworu i rozporzgdzania nim
na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przystuguje tworcy.
Wkroczenie przez inne podmioty w tak rozumiany zakres wytgcznosci jest mozliwe wytgcznie w

przypadku nabycia autorskich praw majgtkowych lub uzyskania licencji (w zakresie okreslonym w
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umowie). Do naruszenia majgtkowych praw autorskich do utworu dochodzi w sytuacji bezprawnego
wkroczenia w zakres wytacznosci, korzystania z tych elementéw dziefa, ktdre spetniajg przestanke
tworczosci, choéby bez zamiaru lub swiadomosci naruszenia. Odpowiedzialnos¢ z tytutu naruszenia
autorskich praw majgtkowych ma charakter bezwzgledny i obiektywny. Do naruszenia dochodzi w
przypadku wiernego kopiowania utworu, jak i wykorzystania jedynie czesci twérczych elementéw i ich
uzupetnienia o elementy dodatkowe, ktére réwniez cechujg sie tworczoscig (wtedy nowy utwor
stanowi opracowanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pr.autor.) lub tez majg jedynie znaczenie techniczne
(techniczna przerébka utworu). Utwor powinien by¢ przy tym chroniony jako cato$é, a nie jako suma

poszczegdlnych elementow.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pr.autor, uprawniony, ktérego autorskie prawa majgtkowe zostaty
naruszone, moze zada¢ od osoby, ktéra naruszyta te prawa:
1. zaniechania naruszania;
2. usuniecia skutkéw naruszenia;
3. naprawienia wyrzgdzonej szkody:
a. na zasadach ogolnych albo
b. poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej dwukrotnosci stosownego wynagro-
dzenia, ktére w chwili jego dochodzenia bytoby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody
na korzystanie z utworu.

4. wydania uzyskanych korzysci.

Zaoferowany przez S. Oy materiat dowodowy i obszerna argumentacja pozwalajg na uznanie,
ze graficzne przedstawienie postaci Leona i jego charakterystyczny strdj stanowig utwory, do ktérych
autorskie prawa niemajatkowe stuzg tworcom - pracownikom S. Oy. Uprawniona jako producent gry
mobilnej upublicznita, nabyte zgodnie z art. 12 ust. 1 pr.autor., przystugujgce jej do tych utworéw
autorskie prawa majgtkowe. Nalezy mie¢ przy tym na wzgledzie kierunek polskiego orzecz-nictwa,
ktére przyznaje ochrone prawnoautorskg dzietom o minimalnym poziomie cech twdrczych i
oryginalnych. W tym przypadku mamy do czynienia z interesujgcym, dopracowanym pod wzgledem
formy, materiatu i sposobu wykonania, warto$ciowym utworem graficznym (posta¢ Leona) i utworem

wzornictwa przemystowego (strdj), ktérym ochrona taka z pewnoscig przystuguije.

P.K. wykorzystuje w prowadzonej przezen dziatalno$ci gospodarczej zaréwno postaé Leona,
jak i jego strdj, dopuszczajgc sie naruszenia autorskich praw majagtkowych S. Oy. Na podstawie art.
79 ust. 1 pkt 1 pr.autor, Sad zakazat wiec pozwanemu produkowania, oferowania i wprowadzania do

obrotu bez zgody powddki odziezy oraz akcesoridw, na ktérych umieszczono wizerunek postaci

Leona z gry mobilnej BRAWL STARS , jak na przyktad:
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2 ponadto produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu bez zgody

powoda odziezy, w ktorej zastosowano wzér stroju Leona z gry mobilnej BRAWL STARS

w szczegdlnosci zielonych bluz z imitacjg suwaka, z duzg niebieskg kieszenig, z kapturem, przez
ktérego srodek przechodzi szeroki zo6tty pas, na kohcu ktérego nad czotem umiejscowiono czerwony
jezyk, a po bokach kaptura sg dwie pary uszu (lub oczu) majgce posta¢ niebieskich guzikow, jak na

fotografiach:

i - ; oraz czapek w kolorze zielonym, przez ktérych
Srodek przechodzi szeroki zotty pas, na koncu ktérego nad czotem umiejscowiono czerwony jezyk, a

po bokach czapki sg dwie pary uszu (lub oczu) majgce postaé niebieskich guzikéw, jak na fotografii:

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2 pr.autor. Sad nakazat pozwanemu wycofanie z obrotu oraz

zniszczenia stanowigcych jego wiasnosé i bedgcych w jego posiadaniu: odziezy i akcesoridw, na

ktérych umieszczono wizerunek postaci Leona z gry mobilnej BRAWL STARS
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przykfad: , a takze odziezy, w ktoérej zastosowano wzor

stroju Leona z gry mobilnej BRAWL STARS

suwaka, z duzg niebieskg kieszeniag, z kapturem, przez ktérego $rodek przechodzi szeroki zétty pas,

, W szczegdblnosci zielonych bluz z imitacjg

na koncu ktérego nad czotem umiejscowiono czerwony jezyk, a po bokach kaptura sg dwie pary uszu

(lub oczu) majgce postac niebieskich guzikéw, jak na fotografiach:

k it oraz czapek w kolorze
zielonym, przez ktorych s$rodek przechodzi szeroki zétty pas, na koncu ktérego nad czotem

umiejscowiono czerwony jezyk, a po bokach czapki sg dwie pary uszu (lub oczu) majgce postac

niebieskich guzikéw, jak na fotografii:

W zakresie w jakim dokonat zmian sformutowan wyroku w poréwnaniu z roszczeniami

okreslonymi w pozwie Sad orzekt o oddaleniu powédztwa.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c. wyrokowi w punktach 1.-4. i 6. Sad nadat rygor

natychmiastowej wykonalnosci.

O kosztach Sad orzekt na zasadzie art. 98 § 1i § 1" k.p.c. — odpowiedzialnosci za wynik
sporu. Do niezbednych kosztow procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie
wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki opfat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego

adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art.
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98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysokosci naleznej

wedtug przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Optaty za czynnosci radcow prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r. w sprawie opfat za czynnosci radcow
prawnych (tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, optate w sprawach
wymagajgcych przeprowadzenia rozprawy ustala sie w wysokosci przewyzszajgcej stawke minimaing,
ktéra nie moze przekroczy¢ szesciokrotnosci tej stawki, ani wartosci przedmiotu sprawy, jesli uzasad-
nia to: niezbedny naktad pracy radcy prawnego, w szczegolnosci poswiecony czas na przygotowanie
sie do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sadzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach,
czynnosci podjete w sprawie, w tym czynnosci podjete w celu polubownego rozwigzania sporu,
rébwniez przed wniesieniem pozwu; wartos¢ przedmiotu sprawy; wktad pracy radcy prawnego w
przyczynienie sie do wyjasnienia okolicznosci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, jak
réwniez do wyjasnienia i rozstrzygniecia istotnych zagadnienn prawnych budzgcych watpliwosci w
orzecznictwie i doktrynie, a takze rodzaj i zawito$¢ sprawy, w szczegoélnosci tryb i czas prowadzenia
sprawy, obszernos¢ zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego, w szczegdlnosci
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegtego lub biegtych sgdowych, dowodu z zeznan
swiadkéw, dowodu z dokumentéw, o znacznym stopniu skomplikowania i obszernosci. W sprawie o
naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zt (§ 8 ust. 1 pkt 19).
Stawka ta znajduje odpowiednie zastosowanie w sprawach dotyczgcych naruszenia niezarejestrowa-
nego wzoru wspolnotowego. (§ 20) W sprawie o ochrone praw autorskich wynagrodzenie wynosi 720
zt (§ 8 ust. 1 pkt 2) Stawki te znajdg zastosowanie w postepowaniu w sprawie o zobowigzanie do

udzielenia informacji i udostepnienia dokumentacji, ze wzgledu na brak odpowiedniego unormowania.

(§ 20)

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sgd uznat, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika obowigzanej wykonujgcego

zawoéd radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w minimalnej wysokosci.
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